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FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKATEN
MACIE] SZPUNAR
foredraget den 7 september 2023

Mal C-361/22

Industria de Diseiio Textil SA (Inditex)
mot
Buongiorno Myalert SA

(begiran om forhandsavgorande fran Tribunal Supremo (Hogsta domstolen, Spanien))

"Begdran om férhandsavgérande — Varumirken — Direktiv 89/104/EEG —
Direktiv 2008/95/EG — Begrénsningar av ett varumarkes réttsverkan — Anviandning av ett
varumadrke for att ange en varas eller tjdnsts avsedda &ndamal — Villkor for lagenlighet”

I. Inledning

1. Parterna i det nationella mal som ligger till grund for forevarande begiran om
forhandsavgorande dr dels ett bolag som tillhandahaller informationstjdnster via internet och
mobiltelefoninitet, dels innehavaren av varumérket ZARA. Tvisten dem emellan ror ett pastatt
intrang i de rittigheter som &r knutna till det varumidrket. Narmare bestimt lottade
informationstjdnstleverantoren i samband med en reklamkampanj ut bland annat ett
ZARA-presentkort, som avbildades inom ramen for den aktuella reklamkampanjen. Innehavaren
av varumarket vackte talan om varumairkesintrang mot tjinsteleverantéoren med motiveringen att
denne hade dragit otillborlig fordel av varumirkets renommé till forfang for namnda renommé.

2. Det nationella malet kan séledes anses befinna sig i grinslandet mellan varumairkesrétten och
regelverket avseende illojal konkurrens. Tolkningsfragan i forevarande mal ror emellertid enbart
de varumairkesréttsliga direktiven.

3. Innehavaren av ett varumérke som ar registrerat i en medlemsstat har, pa de villkor som slas

fast i dessa direktiv, rétt att forhindra tredje man att anvinda tecken pa vissa sétt som innebar
intrdng i innehavarens immateriella rattigheter.

! Originalspréik: franska.
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4. Innehavarens ensamritt dr emellertid inte oinskrankt. I artikel 6.1 c i direktiv 89/104/EEG? och
artikel 6.1 c i direktiv 2008/95/EG? foreskrevs exempelvis att innehavaren saknade rétt att
forhindra tredje man att i naringsverksamhet anvinda varumérket om detta var nodvéndigt for
att ange en varas eller tjansts avsedda dandamal, sirskilt som tillbehor eller reservdel. Ar 2015
ersattes direktiv 2008/95 av direktiv (EU) 2015/2436,* vars artikel 14.1 ¢ — atminstone sett till
ordalydelsen — forefaller innebéra att det infors en begransning av ett varumairkes réttsverkan
som dr mer omfattande dn den som foreskrevs i artikel 6.1 c i direktiv 89/104 och artikel 6.1 c i
direktiv 2008/95.

5. Den hanskjutande domstolen anser att det forfaringssiatt som ér i fraga i det nationella malet
snarast dr att hdnfora till denna mer omfattande begriansning och har darfér genom sin
tolkningsfraga uppmanat EU-domstolen att sla fast huruvida artikel 14.1 c i direktiv 2015/2436
faktiskt har dndrat den ifragavarande begriansningens omfattning eller huruvida den
bestimmelsen avser anvdndningar som redan underforstatt asyftades i artikel 6.1 ¢ i
direktiv 89/104 och artikel 6.1 c i direktiv 2008/95.

6. I begdran om forhandsavgorande hanvisas till artikel 6.1 c i direktiven 89/104 och 2008/95, men
svaret pa tolkningsfrdgan kommer att fa betydelse lingt utanfér systemet med nationella
varumaérken.

7. Till att borja med kommer det svaret namligen att paverka systemet for EU-varumaérken, vilket
grundar sig pa forordning (EG) nr 207/2009,° som med verkan den 1 oktober 2017 har ersatts av
forordning (EU) 2017/1001.° Innan dess hade férordning nr 207/2009 dndrats genom foérordning
(EU) 2015/2424.” En begransning analog med den i artikel 6.1 c i direktiv 89/104 aterfanns i
artikel 12 c i férordning nr 207/2009. Genom férordning 2015/2424 dndrades den sistndmnda
bestimmelsen pd sa sdtt att vasentligen samma lydelse som i artikel 14.1 c i direktiv 2015/2436
infordes.

8. Vidare giller enligt EU-domstolens fasta praxis att syftet med de av unionslagstiftaren
foreskrivna begransningarna i riattsverkan av en varumaérkesinnehavares rittigheter ar att forena
det grundldggande intresset av varumérkesskydd med det grundlaggande intresset av fri rorlighet
for varor och frihet att tillhandahélla tjanster inom den gemensamma marknaden, pa ett sadant
satt att varumarkesritten kan fylla sin funktion som ett visentligt inslag i det system med en icke
snedvriden konkurrens som fordraget syftar till att inféra och upprétthalla.®

2 Radets forsta direktiv av den 21 december 1988 om tillndrmningen av medlemsstaternas varumérkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk
specialutgava, omrade 13, volym 17, s. 178).

> Europaparlamentets och rédets direktiv av den 22 oktober 2008 om tillndrmningen av medlemsstaternas varumairkeslagar
(EUT L 299, 2008, s. 25).

¢ Europaparlamentets och radets direktiv av den 16 december 2015 for tillndrmning av medlemsstaternas varumérkeslagstiftning
(EUT L 336, 2015, s. 1).

Radets forordning av den 26 februari 2009 om EU-varumirken (EUT L 78, 2009, s. 1).
¢ Europaparlamentets och radets forordning av den 14 juni 2017 om EU-varumérken (EUT L 154, 2017, s. 1).

7 Europaparlamentets och radets férordning av den 16 december 2015 om dndring av radets férordning nr 207/2009 (EUT L 341, 2015,
s. 21).

8 Se, savitt avser bdde systemet for nationella varumérken och systemet fér EU-varumérken, beslut av den 6 oktober 2015, Ford Motor
Company (C-500/14, EU:C:2015:680, punkt 43 och dér angiven réttspraxis).
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II. Tillampliga bestimmelser

A. Unionsrdtt

1. Direktiv 89/104

9. I artikel 5 i direktiv 89/104, vars rubrik lydde "Rattigheter som ar knutna till ett varumarke”,
foreskrevs foljande:

”1. Det registrerade varumairket ger innehavaren en ensamrétt. Innehavaren har ratt att forhindra
tredje man, som inte har hans tillstdnd, att i ndringsverksamhet anvidnda

a) tecken som ar identiska med varumirket med avseende pa de varor och tjinster som é&r
identiska med dem f6r vilka varumaérket ér registrerat,

b) tecken som pa grund av sin identitet eller likhet med varumaérket och identiteten eller likheten
hos de varor och tjanster som tiacks av varumirket och tecknet kan leda till forvixling hos
allménheten, inbegripet risken for association mellan tecknet och varumairket.

2. En medlemsstat kan ocksa besluta att innehavaren skall ha ritt att forhindra tredje man, som
inte har hans tillstand, fran att i ndaringsverksamhet anvianda ett tecken som ar identiskt med eller
liknar varumirket med avseende pa varor och tjanster av annan art 4n dem for vilka varumaérket ar
registrerat, om detta dr kint i den medlemsstaten och om anvdndningen av tecknet utan skalig

anledning drar otillborlig fordel av eller ar till forfang for varumérkets sérskiljningsformaga eller
renommeé.

3. Bl[and] a[nnat] kan f6ljande férbjudas enligt punkterna 1 och 2:
a) Att anbringa tecknet pa varor eller deras forpackning.

b) Att utbjuda varor till forsdljning, marknadsféra dem eller lagra dem for dessa d&ndamal eller
utbjuda eller tillhandahalla tjanster under tecknet.

c) Att importera eller exportera varor under tecknet.
d) Att anvinda tecknet pa affirshandlingar och i reklam.

”

10. Punkt 1 i artikel 6 i direktiv 89/104, vars rubrik var ”"Begrdnsningar av ett varumairkes
rittsverkan”, hade foéljande lydelse:

”1. Varumirket ger inte innehavaren ratt att forhindra tredje man att i ndringsverksamhet
anvdnda

b) uppgifter om varornas eller tjansternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda dndamal, virde,
geografiska ursprung, tidpunkten for framstillandet eller andra egenskaper,
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c) varumirket om det dr nodvéindigt for att ange en varas eller tjinsts avsedda dndamal, sarskilt
som tillbehor eller reservdel, forutsatt att tredje man handlar i enlighet med god affarssed.”

2. Direktiv 2008/95

11. Direktiv 89/104 upphdvdes och ersattes av direktiv 2008/95, som trddde i kraft den
28 november 2008. Genom direktiv 2008/95 gjordes inga materiella dndringar vare sig i
artikel 5.2 eller artikel 6.1 b—c i direktiv 89/104.

3. Direktiv 2015/2436

12. Direktiv 2015/2436 upphévde och ersatte direktiv 2008/95 med verkan den 15 januari 2019. I
artikel 14 i direktiv 2015/2436, vars rubrik lyder "Begrdnsningar av ett varumairkes rattsverkan”,
foreskrivs foljande:

”1. Ett varumirke ger inte innehavaren ratt att forhindra tredje man att i naringsverksamhet
anvanda

c) varumdrket i syfte att identifiera eller hdnvisa till varor eller tjinster som
varumérkesinnehavarens varor eller tjanster, sdrskilt om anvéndning av varumirket ar
nodvéndig for att ange en varas eller tjansts avsedda éndamal, sirskilt som tillbehor eller
reservdel.

2. Punkt 1 ska tillimpas endast om tredje man handlar i enlighet med god affarssed.

»

B. Spansk rdtt

13. Genom artikel 34 i Ley 17/2001 de Marcas (lag 17/2001 om varumirken) av den
7 december 2001 (BOE nr 294 av den 8 december 2001, s. 45579), i dess pa de faktiska
omstidndigheterna i det nationella maélet tillimpliga version (nedan kallad varumairkeslagen),
inforlivades artikel 5 i direktiv 89/104 med den spanska réttsordningen. I nimnda artikel 34
stadgades foljande:

”1. Registrering av ett varumérke ger innehavaren ensamrdtt att anvdnda det i
naringsverksamhet.

2. Innehavaren av ett registrerat varumarke har rétt att forhindra tredje man, som inte har hans
tillstand, att i ndringsverksamhet anvinda

a) tecken som dr identiska med varumirket med avseende pa varor och tjanster som &r identiska
med dem f{or vilka varumairket &r registrerat,
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b) tecken som pa grund av sin identitet eller likhet med varumaérket och identiteten eller likheten
hos varorna eller tjansterna skapar risk for forviaxling hos allménheten; forvaxlingsrisken
inbegriper risken for association mellan tecknet och varumarket,

c) tecken som ér identiska med eller liknar varumérket med avseende pa varor och tjénster av
annan art én dem for vilka varumairket &r registrerat, om varumaérket ar kint i Spanien och om
anviandningen av tecknet utan skilig anledning kan ge vid handen en koppling mellan dessa
varor eller tjanster och innehavaren av varumairket eller allmdnt om denna anvdndning drar
otillborlig fordel av eller ar till forfang for varumirkets sarskiljningsformaga eller dess
renommé.”

14. Iartikel 37.1 c i varumarkeslagen, genom vilken artikel 6.1 c i direktiv 89/104 inforlivades med
den spanska riattsordningen, foreskrevs foljande:

”1. Varumirket ger inte innehavaren ratt att forhindra tredje man, forutsatt att denne handlar i
enlighet med god affirssed, att i ndringsverksamhet anvinda

c) varumairket, om detta dr nodvandigt for att ange en varas eller tjansts avsedda &ndamal, sarskilt
som tillbehor eller reservdel.”

15. Efter ikrafttradandet av direktiv 2015/2436 éndrade den spanska lagstiftaren artikel 37.1 c i
varumadrkeslagen, som numera har féljande lydelse:

”1. Varumirket ger inte innehavaren ratt att forhindra tredje man att i ndringsverksamhet
anvinda

c) varumirket i syfte att identifiera eller hénvisa till varor eller tjanster som
varumadrkesinnehavarens varor eller tjanster, sirskilt om anvédndning av varumairket ar
nodvindig for att ange en varas eller tjansts avsedda é@ndamal, sdrskilt som tillbehor eller
reservdel.”

III. Bakgrund till det nationella malet

16. Buongiorno Myalert SA (nedan kallat Buongiorno) ér ett foretag som ar 2010 tillhandaholl
informationstjdnster via internet och mobiltelefonindtet. Det aret lanserade foretaget en
reklamkampanj for att virva prenumeranter till en tjanst for utskick av multimediainnehall via
sms som marknadsfordes under beteckningen "Club Blinko”. Inom ramen for kampanjen lottade
Buongiorno ut bland annat ett ZARA-presentkort till ett virde av 1000 euro. En prenumerant som
klickade pa en bannerannons for att kunna delta i utlottningen fick pa nasta skiarm se tecknet
"ZARA” omgivet av en rektangel i ett presentkortsliknande format.

17. Bolaget Industria de Disefo Textil SA (nedan kallat Inditex) véickte talan mot Buongiorno om

varumadrkesintrang och gjorde dérvid gillande att Buongiorno hade gjort intrang i den ensamritt
som é&r knuten till ett nationellt varumérke som skyddar tecknet "ZARA”. Till stod for talan, som
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grundade sig pé artikel 34.2 b och 34.2 c i varumaérkeslagen, anforde Inditex dels att det foreldg en
forvaxlingsrisk, dels att Buongiorno hade dragit fordel av varumarkets renommé till forfang for
ndmnda renommé.

18. Buongiorno hivdade att det inte hade skett nagot intrang i de réttigheter som ar knutna till
varumirket ZARA och gjorde dérvid gillande att det tecknet hade anvénts vid ett enstaka tillfalle
och inte i egenskap av varumairke utan for att ange vad en av lotterivinsterna bestod av. Enligt
Buongiorno é&r sadan “referentiell” anvdndning en tilliten anvdndning av tredje mans
kéannetecken som regleras av artikel 37 i varumarkeslagen.

19. Domstolen i forsta instans ogillade Inditex yrkanden. Denna domstol gjorde forst
bedomningen att Buongiornos anvindning av varumirket ZARA inte var att anse som en
"referentiell” anvdndning hénforlig till artikel 37 i varumairkeslagen men fann direfter att
villkoren i artikel 34.2 b och 34.2 c i varumaérkeslagen inte var uppfyllda.

20. Inditex overklagade domen och gjorde gillande att det forelag ett saidant varumirkesintrang
som avses i artikel 34.2 c i varumirkeslagen. Domstolen i andra instans ogillade 6verklagandet
med motiveringen att anvdndningen av varumirket ZARA inte var till forfang for det
varumirkets renommé och inte heller innebar att nagon otillborlig fordel drogs av ndmnda
renommé.

21. Inditex overklagade dérefter vidare till Tribunal Supremo (Hogsta domstolen, Spanien), som
ar hanskjutande domstol i forevarande mal.

22. Den hédnskjutande domstolen har noterat anvéandningen i artikel 14.1 c i direktiv 2015/2436 av
uttrycket “sdrskilt” for att knyta samman ett allmdnnare forfaringssitt ("att identifiera eller
hanvisa till varor eller tjdnster som varumirkesinnehavarens varor eller tjanster”) som inte
namndes i artikel 6.1 c i direktiv 89/104 med ett specifikare forfaringssatt som ddremot ndmndes
i det direktivet (om anvéndning av varumaérket "dr nodvandig for att ange en varas eller tjénsts
avsedda dndamal, sdrskilt som tillbehor eller reservdel”). Med anledning av detta hyser den
hanskjutande domstolen tvivel om réckvidden for den ovan citerade passage som har inforts i
artikel 14.1 c i direktiv 2015/2436. Den hanskjutande domstolen vill fa klarhet i huruvida det ror
sig om ett fortydligande av ndgot som redan underforstatt asyftades i artikel 6.1 c i
direktiv 89/104 eller huruvida omfattningen av "referentiell” anvindning har utvidgats. Enligt
den hénskjutande domstolen motsvarar Buongiornos forfaringsséitt béttre den nuvarande
lydelsen av artikel 14.1 c i direktiv 2015/2436 dn lydelsen av artikel 6.1 c i direktiv 89/104-.

23. Enligt egen uppgift har den hanskjutande domstolen uppmanat parterna i det nationella malet
att inkomma med synpunkter pa det relevanta i att begéra forhandsavgérande om tolkningen av
artikel 6.1 c i direktiv 89/104 ”[f]or det fall att det skulle konstateras att det finns fog fér den
grund for overklagandet som avser Gvertridelse av artikel 34.2 ¢ i varumaérkeslagen och att det
dérfor skulle bli nodvéindigt att prova huruvida den begransning av ett varumaérkes réttsverkan
som avses i artikel 37[.1] c i varumarkeslagen ar tillamplig”.
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IV. Tolkningsfragan och forfarandet vid domstolen

24. Mot denna bakgrund beslutade Tribunal Supremo (Hogsta domstolen), genom beslut av den
12 maj 2022 som inkom till EU-domstolen den 3 juni 2022, att vilandefoérklara malet och stilla
foljande fraga till EU-domstolen:

”Ska artikel 6.1 c i direktiv [89/104] tolkas pa sa sitt att det allmdnnare forfaringssitt som nu avses
i artikel 14.1 c i direktiv [2015/2436] — anvdndning av 'varumaérket i syfte att identifiera eller
hanvisa till varor eller tjanster som varumérkesinnehavarens varor eller tjanster’ — underforstatt
omfattas av begridnsningen av ritten till varumarket?”

25. Skriftliga yttranden har inkommit fran parterna i det nationella malet, fran den spanska
regeringen och fran Europeiska kommissionen. Muntlig férhandling har inte héllits.

V. Bedomning

A. Avgrdnsning av tolkningsfrdagan

26. Den hinskjutande domstolen har i allt vasentligt stéllt sin tolkningsfraga for att fa klarhet i
huruvida artikel 6.1 c¢ i direktiv 2008/95 ska tolkas sa, att den omfattar sddan anvdndning i
nédringsverksamhet av ett varumairke i syfte att identifiera eller hénvisa till varor eller tjanster
som varumirkesinnehavarens varor eller tjanster” som numera ndmns i artikel 14.1 c i
direktiv 2015/2436.

27. Mot bakgrund av kommentarerna i de skriftliga yttrandena finner jag for gott att inledningsvis
redovisa ett antal synpunkter pa avgransningen av tolkningsfragan.

28. For det forsta bor det papekas att de faktiska omsténdigheterna i det nationella malet dgde
rum ar 2010 men att det i tolkningsfrdgan hdnvisas till artikel 6.1 ¢ i direktiv 89/104. Det
direktivet ersattes av direktiv 2008/95, som tradde i kraft den 29 november 2008. Det sistnamnda
direktivet medforde visserligen inte nagon dndring av artikel 6.1 c i direktiv 89/104 men forefaller
likafullt vara tillampligt av tidsmissiga skal (ratione temporis) i det nationella malet. Darfor
kommer jag i detta forslag till avgorande att hanvisa till direktiv 2008/95 och artikel 6.1 c i detta,
och jag foreslar saledes att tolkningsfragan ska omformuleras i linje med detta.’

29. For det andra skulle det kunna vara frestande att omformulera tolkningsfraigan med
beaktande av att den héanskjutande domstolen har stéllt den for att fa klarhet i huruvida
artikel 6.1 c i direktiv 2008/95 ska tolkas s3, att den bestimmelsen kan omfatta ett forfaringssatt
som bestar i att tredje man anvdnder ett varumaérke i en reklamkampanj for att ange vad en av
dess kunder kan vinna i ett lotteri. Svaret pa tolkningsfragan sdsom den hénskjutande domstolen
har formulerat denna kommer emellertid att vara tillrackligt for att den domstolen pa ett
dndamalsenligt sétt ska kunna avgora den tvist som den har att prova, varfor det saknas skal att
iklada sig den domstolens roll i det hanseendet och ddrmed att omformulera nimnda fraga.

30. For det tredje har Buongiorno gjort géllande att det i tolkningsfragan inte hanvisas till den

begriansning av ett varumaérkes réttsverkan som foreskrivs i artikel 6.1 b i direktiv 2008/95,
ndmligen att innehavaren av ett varumirke inte har rétt att forhindra tredje man att i

°  Se punkt 26 ovan.
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ndringsverksamhet anvdnda uppgifter om varors eller tjansters art, kvalitet, kvantitet, avsedda
dndamal, virde eller geografiska ursprung, om tidpunkten for framstillandet av varor respektive
tillhandahallandet av tjdnster eller om andra egenskaper hos varor och tjanster. Buongiorno
pastar sig redan ha aberopat den bestimmelsen i forsta instans i syfte att styrka det lagenliga i sitt
forfaringssatt. Darfor anser Buongiorno att EU-domstolen, for att kunna ge den hdnskjutande
domstolen ett anvdndbart och uttdémmande svar, borde préva tolkningsfragan dven mot
bakgrund av den bestammelsen.

31. Eftersom den hénskjutande domstolen inte har gett uttryck for nagra tvivel om tolkningen av
artikel 6.1 b i direktiv 2008/95, avstar jag liksom i det foregaende fallet fran att foresla att
EU-domstolen ska omformulera tolkningsfrdgan pa denna punkt i syfte att tolka dven den
bestimmelsen. Det dr ndmligen endast den nationella domstolen som kan besluta vilka fragor
som ska stillas till EU-domstolen, och parterna i det nationella malet kan inte dndra fragornas
innehall. 1

32. For fullstindighetens skull anser jag det likafullt befogat att gora tva papekanden. Det forsta &r
att artikel 6.1 b i direktiv 2008/95 kan vara tillaimplig endast om Buongiornos forfaringssitt &r att
anse som en “anvdndning” i den mening som avses i artikel 5 i det direktivet. Eftersom den
aspekten forefaller vara omtvistad dven savitt avser tillimpningen av artikel 6.1 ¢ i samma
direktiv, kommer jag att aterkomma till detta sporsmal vid min prévning i sak av
tolkningsfragan."

33. Mitt andra papekande avser den omsténdigheten att artikel 6.1 b i direktiv 2008/95 enligt vad
EU-domstolen har slagit fast dr att anse som ett uttryck for frihallningsbehovet. For att tredje man
ska kunna gora géllande det frihallningsbehov som ligger till grund f6r den bestimmelsen, maste
den uppgift som denna tredje man anvdnder avse nagon av egenskaperna hos de varor som denne
sdljer eller hos de tjinster som denne tillhandahaller.”” EU-domstolen har ocksa funnit att
anbringandet av ett tecken som dr identiskt med ett varumairke registrerat bland annat for
motorfordon pa modeller i forminskad skala av fordon av detta marke, i syfte att troget efterbilda
dessa fordon, inte gors i avsikt att upplysa om en egenskap hos ndmnda modeller utan enbart
utgor en bestdndsdel i den trogna efterbildningen av originalfordonen. **

34. I det aktuella fallet skulle den omsténdigheten att tredje man visar en innehavares varumérke
inom ramen for en reklamkampanj i syfte att ange vad dess kunder kan vinna i ett lotteri eventuellt
kunna tdnkas innebéra att det lamnas uppgifter om en egenskap hos innehavarens vara snarare dn
om en egenskap hos den tjdnst i fraga om tillhandahéllande av multimediainnehall som denna
tredje man erbjuder. Aven om man antar att Inditex saluférde presentkort med de egenskaper
som framgick i Buongiornos reklamkampanj, skulle man namligen inte kunna anse att syftet med
att aterge dessa presentkort i denna reklamkampanj var att redovisa uppgifter om en egenskap hos
den tjanst som Buongiorno tillhandaholl.

35. For det fjarde skulle man ocksd, mot bakgrund av den hianskjutande domstolens beskrivning
av de faktiska omstdandigheterna, kunna fraga sig huruvida Buongiornos forfaringssétt omfattades
av artikel 7 i direktiv 2008/95, med rubriken "Konsumtion av de rattigheter som ar knutna till ett
varumirke”. I den bestimmelsen foreskrevs att ett varumirke inte gav innehavaren ritt att

1 Se dom av den 21 december 2011, Danske Svineproducenter (C-316/10, EU:C:2011:863, punkt 32). Se éven, for ett liknande resonemang,
dom av den 4 april 2000, Darbo (C-465/98, EU:C:2000:184, punkt 19).

1 Se punkterna 49-53 nedan.
12 Se, for ett liknande resonemang, dom av den 10 april 2008, adidas och adidas Benelux (C-102/07, EU:C:2008:217, punkterna 46 och 47).
13 Se, for ett liknande resonemang, dom av den 25 januari 2007, Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55, punkt 44).
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forhindra anvindningen av varumaérket for varor som av innehavaren eller med dennes samtycke
hade forts ut pa marknaden under varumaérket inom gemenskapen, savida inte innehavaren hade
skilig grund att motsitta sig fortsatt marknadsforing av varorna.

36. Utan att foregripa svaret pa den fragan anser jag det lampligt att papeka, till att borja med, att
den hinskjutande domstolen inte har efterfragat nagon tolkning av artikel 7 i direktiv 2008/95.
Vidare har Inditex gjort géllande att det vid tidpunkten fér Buongiornos anvindning av dess
varumdrke inte hade skett nagon forsta forsiljning — eller nagot forsta utforande med Inditex
samtycke pa marknaden — av varan, alltsa presentkortet, varfor Inditex varumarkesrattigheter da
inte var konsumerade. Slutligen har Inditex i ett annat sammanhang hédvdat att bolaget inte salufor
presentkort med de egenskaper som framgick av reklamkampanjen och inte heller gjorde detta vid
den aktuella tidpunkten. Saledes ror det sig enligt Inditex om en icke-existerande vara.

37. Mot bakgrund av det ovan anférda avser jag att bedoma det juridiska problem som
tolkningsfragan aktualiserar enbart mot bakgrund av sambandet mellan artikel 6.1 c¢ i
direktiv 2008/95 och artikel 14.1 c i direktiv 2015/2436. Forst behover jag emellertid se ndrmare
pa de argument som har anforts savitt avser mojligheterna att uppta tolkningsfragan till
sakprovning.

B. Upptagande till sakprovning

38. Inditex har anfort tva skal till att forevarande begdran om forhandsavgorande inte skulle
kunna upptas till sakprévning.

39. For det forsta har Inditex papekat att den hianskjutande domstolen — i linje med vad denna
sjalv har konstaterat* — inte kan fi nagon anvindning for tolkningen av artikel 6.1 c i
direktiv 2008/95 annat 4n om den bifaller det 6verklagande som den har att prova pa grund av att
den finner att det har skett ett asidosittande av artikel 34.2 ¢ i varumérkeslagen, den nationella
bestimmelse genom vilken den spanska lagstiftaren har utnyttjat moéjligheten enligt artikel 5.2 i
det direktivet att foreskriva ett sarskilt skydd for "kdanda” varumaérken. Inditex anser emellertid
att det aldrig kan vara forenligt med god affarssed att anvdnda ett tecken som ar identiskt med
eller liknar ett sadant kiant varumérke som avses i den sistnimnda bestammelsen, varfor tredje
man som anvéinder detta varumirke inte med framgang kan &beropa artikel 6.1 c i direktivet.
Med risk for att foregripa mitt resonemang nedan vill jag tilldgga att det argument som Inditex
har anfort till stod for att tolkningsfragan inte skulle kunna upptas till sakprévning dven kan
bedémas i materiellt hinseende som ett argument rérande tolkningen av de ovanndmnda
bestammelserna.'®

40. For det andra har Inditex gjort géllande att svaret pa tolkningsfragan i alla hdandelser inte blir
anviandbart, eftersom det dr uppenbart att det inte kommer att vara tillrackligt for att den
rattsfriga som har uppkommit i det nationella malet ska kunna avgoras. "Referentiell”
anviandning av ett varumirke ar ndmligen enligt Inditex inte i sig lagenlig, utan for att en sadan
anviandning ska vara lagenlig kravs att den sker ”i enlighet med god affirssed” och &r forenlig
med reglerna fér konsumtion av varumarkesréattigheter i fall dér transaktioner avser andras varor.

4 Se punkt 23 ovan.
> Se punkterna 49-53 nedan.
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41. Varken argumentet att en tolkningsfraga grundar sig pa en premiss som den hidnskjutande
domstolen &nnu inte har uttalat sig om, varfor fragan maste anses vara forhastad och
hypotetisk, * eller argumentet att det kommande svaret pa en tolkningsfraga inte blir tillrackligt
for att det nationella malet ska kunna avgoras'” foranleder emellertid automatiskt slutsatsen att
den aktuella tolkningsfragan inte kan upptas till sakprovning.

42. Det ankommer ndmligen uteslutande pad den nationella domstolen, vid vilken malet har
anhéngiggjorts och vilken har ansvaret for det réttsliga avgorandet, att mot bakgrund av de
sarskilda omstdndigheterna i malet bedéma relevansen av de fragor som den stiller till
EU-domstolen. Under forutséittning att en fraga ror tolkningen eller giltigheten av en
unionsbestimmelse, 4&r EU-domstolen i princip skyldig att meddela férhandsavgérande. En fraga
som ror unionsrétten ska saledes presumeras vara relevant. EU-domstolen kan vigra att besvara
en sadan fraga endast da det ar uppenbart att den begérda tolkningen av unionsritten inte har
nagot samband med de verkliga omstindigheterna eller saken i det nationella malet, da
fragestillningen &r hypotetisk eller da EU-domstolen inte har tillgang till sadana uppgifter om de
faktiska och rittsliga omstdndigheterna som dr nodvindiga for att den ska kunna ge ett
anvandbart svar pa de fragor som har stallts till den.'

43. Sa ar inte fallet hdr. Nar den hdnskjutande domstolen ska avgora mélet om 6verklagande
maste den visserligen, innan den gar in pa det juridiska problem som tolkningsfragan
aktualiserar, gora vissa andra bedomningar (rorande sddan anvindning av ett kidnt varumaérke
som avses i artikel 5.2 i direktiv 2008/95), och eventuellt maste den ocksa efter att ha provat det
problemet gora vissa andra, kompletterande bedémningar (réorande anvéndning i enlighet med
god affirssed). Det dr emellertid inte uppenbart att artikel 6.1 c i direktiv 2008/95 inte kan vara
tillamplig i en situation dér ett varumarke forekommer i en reklamkampanj som genomfors av
tredje man och dér syftet med detta ar att ange en mojlig lotterivinst for kunder till denna tredje
man.

44. Harutover har kommissionen — utan att uttryckligen ifragasétta huruvida tolkningsfragan kan
upptas till sakprovning — gjort géllande att det forefaller som om den nationella domstolen i forsta
instans inte gjorde sig skyldig till felaktig réttstillampning ndr den drog slutsatsen att
anvandningen av varumirket ZARA inte omfattades av nagot av de fall av
"varumérkesanviandning” som avses i artikel 34 i varumaérkeslagen, genom vilken den spanska
lagstiftaren har inforlivat artikel 5 i direktiv 89/104 med den spanska réttsordningen, nagot som
enligt kommissionen medfor att det inte behover provas huruvida villkoren enligt artikel 37 i
varumadrkeslagen och artikel 6.1 c i direktiv 2008/95 ar uppfyllda i det aktuella fallet. Enligt min
asikt kan emellertid detta argument fran kommissionens sida inte foranleda slutsatsen att
tolkningsfragan inte kan upptas till sakprévning, av samma skidl som jag har redovisat i
punkterna 41 och 42 i ovan savitt avser Inditex bada argument.

45. Jag anser visserligen att det finns en poéng i de argument som kommissionen har anfort till
stod for sin standpunkt att Buongiornos forfaringssitt inte ska anses utgora en anvdndning i den
mening som avses i artikel 5 i direktiv 89/104, men jag vill erinra om att den hanskjutande

16 Se, savitt avser denna problematik, dom av den 12 januari 2023, RegioJet (C-57/21, EU:C:2023:6, punkterna 95-97).
17" Se, savitt avser denna problematik, dom av den 6 november 2008, Trespa International (C-248/07, EU:C:2008:607, punkterna 31-37).

18 Se, nyligen, dom av den 29 juni 2023, International Protection Appeals Tribunal m.fl. (Attentat i Pakistan) (C-756/21, EU:C:2023:523,
punkt 36).
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domstolen inte har gett uttryck for nagra tvivel rorande tolkningen av den bestimmelsen, nagot
som inte kan foranleda slutsatsen att tolkningsfragan inte skulle kunna upptas till sakprévning.

46. Saledes finner jag att tolkningsfragan kan tas upp till sakprévning.

C. Provning i sak

47. Innan jag gar ndrmare in pa det juridiska problem som tolkningsfragan aktualiserar, kommer
jag kortfattat att diskutera en aspekt som har tagits upp i de skriftliga yttrandena, namligen
huruvida Buongiornos forfaringssitt ska anses utgora en sddan "anviandning av ett tecken som ar
identiskt med eller liknar ett kidnt varumérke” som avses i artikel 5.2 i direktiv 89/104.

48. Detta dr intressant av tva skal. Till att borja med kan ndamligen artikel 6 i direktiv 2008/95 vara
tillamplig endast om tredje man gor sig skyldig till en anvdndning av ett tecken som innehavaren
kan motsitta sig med stod av artikel 5 i det direktivet. Vidare kan Inditex argument rérande
tolkningsfragans otillatlighet dven tolkas som ett argument i sak med innebdrden att artikel 6.1 c
i det direktivet aldrig kan vara tillamplig ndr vad som anvinds ar ett sidant kdnt varuméarke som
avses i artikel 5.2 i samma direktiv.

1. Sadan anvindning av ett kint varumdrke som avses i artikel 5.2 i direktiv 2008/95

49. Fragan huruvida ett forfaringssitt fran tredje mans sida som berdr ett varumairke kan vara
lagenligt i kraft av regeln i artikel 6.1 c i direktiv 2008/95 aktualiseras endast om forfaringsséttet
ar att anse som en anvdndning i den mening som avses i artikel 5 i det direktivet.

50. I det aktuella fallet har den hianskjutande domstolen stéllt sin tolkningsfraga for den héndelse
att den bifaller overklagandet savitt avser den grund som ror asidosittande av artikel 34.2 c i
varumadrkeslagen, genom vilken den spanska lagstiftaren har utnyttjat den mojlighet som erbjuds i
artikel 5.2 i direktiv 2008/95. Med andra ord kommer den hénskjutande domstolen inte att kunna
prova argumentet avseende referentiell anviandning forran den i forekommande fall har slagit fast
att Buongiornos forfaringssitt verkligen var att anse som en anvdndning av ett tecken som var
identiskt med eller liknade det kidnda varumirket samt att denna anvidndning utan skélig
anledning drog otillborlig fordel av eller var till forfang for det varumaérkets sarskiljningsformaga
eller renommé.

51. Som jag redan har papekat i punkt 39 ovan, kan Inditex argument rérande tolkningsfragans
hypotetiska beskaffenhet tolkas sa, att Inditex anser att riatten for en varumérkesinnehavare att
motsitta sig en saddan anviandning som avses i artikel 5.2 i direktiv 2008/95 aldrig inskrdnks av
den begrdnsning av ett varumaérkes rattsverkan som foreskrivs i artikel 6.1 c i det direktivet.

52. Diérvidlag har Inditex till att borja med gjort gillande att det foljer av artikel 6.1 c i
direktiv 2008/95 jamford med artikel 6.1 in fine i samma direktiv att en referentiell anvindning
av ett varumirke maste vara forenlig med god affirssed. Enligt Inditex fann EU-domstolen i sin
dom i malet Gillette Company och Gillette Group Finland? att en anvidndning av ett varumérke
inte ar forenlig med god affarssed bland annat om den péaverkar varumairkets viarde genom att

1 Se punkterna 41 och 42 ovan, till den del som dessa roér argumentet att en tolkningsfraga maste anses vara forhastad och hypotetisk om
den grundar sig pa en premiss som den hénskjutande domstolen énnu inte har uttalat sig om.

% Se, for ett liknande resonemang, dom av den 23 februari 1999, BMW (C-63/97, EU:C:1999:82, punkt 45).
2 Dom av den 17 mars 2005 (C-228/03, EU:C:2005:177).
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otillborlig fordel dras av dess sérskiljningsforméga eller renommé. Vidare har Inditex hévdat att en
sadan anvdndning av ett kdnt varuméirke som avses i artikel 5.2 i ndmnda direktiv bestar i en
anviandning av ett tecken som ér identiskt med eller liknar det kdnda varumaérket vilken utan
skilig anledning drar otillborlig fordel av eller ar till forfang for varumarkets sarskiljningsformaga
eller renommé.

53. Som Inditex ser saken, betyder detta att villkoren enligt artikel 6.1 c i direktiv 2008/95 for
lagenlig anvdndning sammanfaller med villkoren enligt artikel 5.2 i samma direktiv for
anviandning av ett kdnt varumairke vilken dess innehavare kan motsitta sig, varfor dessa bada
bestammelser 6msesidigt utesluter varandra. Utifrdn detta har Inditex dragit slutsatsen att tredje
man som anvander ett kint varumaérke pa ett sitt som ar lagstridigt enligt artikel 5.2 i direktivet
inte med framgang kan aberopa "referentiell” anvandning.

54. Aven om jag anser att det ligger en del i detta argument, menar jag att vissa systematik- och
rattspraxisrelaterade overvaganden utgor hinder for en sadan strikt tolkning med innebérden att
det principiellt och under alla omstindigheter &r otdnkbart att de bada ifragavarande
bestimmelserna kan vara tillaimpliga samtidigt.

55. Innan jag redogor for dessa overviaganden finner jag for gott att papeka att det inte finns nagot
som tyder pa att den spanska lagstiftaren i samband med utnyttjandet av mojligheten enligt
artikel 5.2 i direktiv 2008/95 skulle ha 6nskat utesluta en sadan samtidig tillamplighet for de bada
bestammelserna. Darfor finns det heller inte anledning att fraga sig huruvida en nationell
lagstiftare i samband med ett sidant utnyttjande kan besluta att lata de réttigheter som
tillkommer innehavaren av ett kidnt varumirke falla utanfor tillimpningsomradet for
begransningen enligt artikel 6.1 c i det direktivet.

a) Forhdllandet mellan artiklarna 5.2 och 6.1 c i direktiv 2008/95

56. Som EU-domstolen har slagit fast, dr syftet med det skydd som ges i enlighet med artikel 5.1 a i
direktiv 2008/95 enbart att ge varumirkesinnehavaren mdjlighet att skydda sina specifika
intressen i egenskap av varumairkesinnehavare, det vill sdga att sidkerstdlla att varumérket kan
fylla sina egentliga funktioner. Med ledning av detta har EU-domstolen till att borja med dragit
slutsatsen att utévandet av den ensamrétt som &r knuten till varumaérket maste férbehéllas de fall
da tredje mans anviandning av tecknet skadar eller kan skada varumaérkets funktioner. Genom
artikel 5.2 i samma direktiv inréttas ett skydd for kinda varuméirken som dr mer omfattande dn
skyddet enligt artikel 5.1. Det sirskilda villkoret for detta mer omfattande skydd ar att
anviandningen av ett tecken som dr identiskt med eller liknar ett registrerat varumérke utan
skilig anledning drar eller skulle dra otillborlig fordel av, eller &r eller skulle vara till forfang for,
varumadrkets sarskiljningsformaga eller renommé. >

57. Vidare har EU-domstolen funnit att innehavaren av ett ként varumérke kan gora géllande sin
ratt utan att det behover foreligga nagon risk for forvaxling hos omsittningskretsen, vilket
daremot kravs enligt artikel 5.1 b i direktiv 2008/95.%

2 Se, for ett liknande resonemang, dom av den 6 februari 2014, Leidseplein Beheer och de Vries (C-65/12, EU:C:2014:49, punkterna 32
och 33).

% Se dom av den 11 april 2019, OKO-Test Verlag (C-690/17, EU:C:2019:317, punkt 45 och dar angiven rittspraxis).
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58. I artikel 5.2 i direktiv 2008/95 gors atskillnad mellan tre olika fall av intrang — sddana som
innebar forfang for varumérkets sdrskiljningsformaga, sddana som innebar forfang for
varumirkets renommé och sddana som innebédr att det dras otillborlig fordel av varumarkets
sarskiljningsformaga eller renommé?* — och i det aktuella fallet har Inditex till stod for sin talan
om varumairkesintrang gjort gillande endast att Buongiorno drog fordel av och skadade dess
varumadrkes renommé.

59. I detta hinseende har EU-domstolen funnit att det vid prévning av huruvida det har skett ett
sadant intrdng som avses i artikel 9.1 c i férordning nr 207/2009 — och analogt ett sddant intrdng
som avses i artikel 5.2 i direktiv 2008/95 — ska goras en helhetsbedomning mot bakgrund av
samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet. Dessa faktorer dr bland annat hur kint
varumadrket dr och hur stor sarskiljningsformaga det har, graden av likhet mellan de motstaende
varumdrkena samt de aktuella varornas eller tjansternas natur och grad av likhet.*

60. Om innehavaren av ett kint varumaérke har visat att ndgot av de intrang som avses i artikel 5.2
i direktiv 2008/95 foreligger, aligger det den tredje man som har anvént ett tecken som dr identiskt
med eller liknar det kinda varumairket att styrka att det finns skilig anledning till anvindningen av
det tecknet. Lyckas vederborande styrka detta, uppkommer en skyldighet fér innehavaren av
varumadrket att tolerera anvindningen av tecknet.*

61. Vid forsta anblicken forefaller det som om aberopandet av en skilig anledning till anvéindning
av ett tecken som é&r identiskt med eller liknar ett kdnt varumirke far samma resultat som
aberopandet av den begransning av ett varumairkes rdttsverkan som foreskrivs i artikel 6.1 i
direktiv 2008/95. I bada fallen maste namligen innehavaren tolerera anvédndningen av ett tecken
som dr identiskt med eller liknar dennes varumaérke.

62. For att tredje man ska kunna gora gillande den begriansning av ett varumaérkes réttsverkan
som foreskrivs i artikel 6.1 c i direktiv 2008/95 maste emellertid den aktuella anvdndningen av ett
tecken uppfylla de villkor som anges i den bestammelsen och dessutom — i enlighet med kravet i
artikel 6.1 in fine i det direktivet — vara forenlig med god affarssed.

63. Under dessa omstidndigheter dr det lampligt att se ndrmare pa inneboérden av begreppen
”skdlig anledning” och ”god affirssed”, vilka anvénds i artikel 5.2 respektive 6.1 in fine i
direktiv 2008/95, i syfte att sla fast huruvida avsaknad av ”skilig anledning” i den mening som
avses i den forstnimnda bestimmelsen gor att en anvdndning under inga omstdndigheter kan
vara forenlig med "god affarssed” i den mening som avses i den sistndmnda bestimmelsen.

64. Harvidlag noterar jag for det forsta att det i rent bokstavlig bemarkelse finns en skillnad
mellan de bada begreppen, varfor det inte dr mojligt att presumera att de har samma innebord.

65. Savitt sedan avser systematiken papekar jag for det andra att artikel 6.1 c i direktiv 2008/95
inte innehaller nagot forbehall dgnat att utesluta att den bestimmelsen kan vara tillamplig i fall
enligt artikel 5.2 i samma direktiv dir ett varumarkesintrang avser ett varumirke som ar kant.
Det ér visserligen mojligt att hdvda att skilet till att ett siddant forbehdll inte har inforts i
direktivet dr att den begransning som foreskrivs i den forstnimnda bestammelsen obligatoriskt
maste inforlivas med de nationella rattsordningarna medan det ankommer pé varje medlemsstat

# Se, for ett liknande resonemang, dom av den 22 september 2011, Interflora och Interflora British Unit (C-323/09, EU:C:2011:604,
punkt 72).

% Dom av den 18 juli 2013, Specsavers International Healthcare m.fl. (C-252/12, EU:C:2013:497, punkt 39).
% Se, for ett liknande resonemang, dom av den 6 februari 2014, Leidseplein Beheer och de Vries (C-65/12, EU:C:2014:49, punkt 46).
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att besluta huruvida den vill utnyttja den mojlighet som foreskrivs i den sistndmnda
bestimmelsen, men i systemet for EU-varumairken finns det bestimmelser som ar analoga med
artiklarna 5.2 och 6.1 c i det direktivet, och dir ges medlemsstaterna inte nagot som helst
mandverutrymme. >

66. For det tredje &dr rekvisitet "god affarssed” i allt vdsentligt ett uttryck for en lojalitetsplikt i
forhallande till varumérkesinnehavarens berittigade intressen® medan tanken bakom begreppet
“tillrackliga skal” dr att det ska uppnas en jimvikt mellan de intressen som &ar i fraga, med
beaktande — i det specifika sammanhang som utgors av artikel 5.2 i direktiv 2008/95 och med
hansyn tagen till det utokade skyddet for det berérda varumirket — av intressena hos den tredje
man som anvéinder det aktuella tecknet.” Begreppet "tillrackliga skal” kan inte inskrédnkas till att
omfatta endast objektivt tvingande skal, utan det kan dven avse subjektiva intressen hos en tredje
man som anvénder ett tecken vilket dr identiskt med eller liknar ett kdnt varumarke.*

67. Vissa av de omstidndigheter som ska beaktas vid bedomningen av respektive rekvisit kan
overlappa varandra, men utgangspunkten for bedomningen ar inte densamma. Forenklat kan
rekvisitet “tillrackliga skal” sdgas fokusera pa en tredje mans perspektiv och intressen medan
rekvisitet “god affirssed” i stéllet innebdr att man utgdr fran innehavarens perspektiv. I
forlangningen innebér detta ocksa att en omstdandighet som beaktas i bada bedomningarna kan
tillmétas olika stor vikt i dem.

68. For det fjarde giller detsamma savitt avser omstandigheter som dels utgér nagot av de tre fall
av intrang i ett kdnt varumérke som avses i artikel 5.2 i direktiv 2008/95, dels beaktas vid
bedomning av huruvida rekvisitet "god affarssed” i den mening som avses i artikel 6.1 in fine i det
direktivet ar uppfyllt. Som illustration till detta kan anféras — sdsom Inditex ocksa har papekat —
att EU-domstolen i sin dom i malet Gillette Company och Gillette Group Finland®' slog fast att en
anvindning av ett tecken inte dr forenlig med god affarssed bland annat nir den paverkar ett
varumirkes virde genom att otillborlig fordel dras av varumairkets sdrskiljningsformaga eller
renommé, samtidigt som intrang i ett kdnt varumairke enligt artikel 5.2 i samma direktiv kan
anses foreligga redan nér tredje man drar otillborlig férdel av varumirkets renommé, utan att
tredje mans forfaringssatt behover paverka varumarkets vérde.

69. Déarutover utgor dven de lairdomar som kan hdmtas i EU-domstolens praxis en tungt vigande
indikation pa att begransningen enligt artikel 6.1 c i direktiv 2008/95 kan vara tillamplig dven i fall
dér innehavaren i princip kan gora gillande en nationell bestimmelse som innebdr utnyttjande av
mojligheten enligt artikel 5.2 i det direktivet.

b) Relevant réttspraxis

70. I det mal som féranledde domen Adam Opel®? hade EU-domstolen fatt fragor om artikel 5.1 a
i direktiv 89/104. EU-domstolen fann till att borja med att det mot bakgrund av omsténdigheterna
i det nationella mélet var lampligt att forse den hénskjutande domstolen med en tolkning dven av
artikel 5.2 i samma direktiv, men EU-domstolen 6verlit likafullt pa den hénskjutande domstolen

7 Se artiklarna 9.1 ¢ och 12 c i férordning nr 207/2009.
% Se, for ett liknande resonemang, dom av den 23 februari 1999, BMW (C-63/97, EU:C:1999:82, punkt 61).
¥ Se, for ett liknande resonemang, dom av den 6 februari 2014, Leidseplein Beheer och de Vries (C-65/12, EU:C:2014:49, punkt 46).

%0 Se, for ett liknande resonemang, dom av den 6 februari 2014, Leidseplein Beheer och de Vries (C-65/12, EU:C:2014:49, punkterna 44
och 45).

3 Dom av den 17 mars 2005 (C-228/03, EU:C:2005:177).
2 Dom av den 25 januari 2007 (C-48/05, EU:C:2007:55, punkt 32).
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att gora den provning av faktiska omstandigheter som kunde behovas for att faststdlla huruvida
den aktuella anvdndningen utgjorde en anvdndning som utan skilig anledning drog otillborlig
fordel av eller var till forfang for det aktuella varumarkets sarskiljningsformaga eller renommé i
detta varumirkes egenskap av registrerat varumirke.® Direfter tolkade EU-domstolen
artikel 6.1 b i direktiv 89/104 och hédnvisade dérvid éven till artikel 6.1 c i det direktivet.** I detta
sammanhang finner jag det lampligt att understryka att bade begriansningen enligt artikel 6.1 b i
direktiv 89/104 och begrinsningen enligt artikel 6.1 c i detta omfattas av villkoret att
anviandningen maste vara forenlig med god affarssed.

71. I sin dom i malet adidas och adidas Benelux* tolkade EU-domstolen pa liknande sitt — mot
bakgrund av att det var ostridigt att det malet rorde ett kidnt varumérke — forst artikel 5.2 i
direktiv 89/104 och sedan utan forbehall artikel 6.1 b i samma direktiv.*

72. 1linje med detta fann EU-domstolen i domen i mélet Céline,* savitt avsag den begransning av
ett varumarkes rattsverkan som foreskrivs i artikel 6.1 a i direktiv 2008/95, vilken ocksa omfattas
av rekvisitet avseende god affarssed, att det vid bedomning av huruvida det rekvisitet dr uppfyllt
ska tas hdansyn bland annat till att det dr fraga om ett varumairke som till viss del ar kdnt i den
medlemsstat dér det &r registrerat eller dar skydd har begirts for det och till att tredje man kan
dra fordel av detta forhéallande for att salufora sina varor eller tjanster. Pa grundval av den domen
kan man hdvda att om det berérda varumarkets renommé dr en av de omstédndigheter som ska
beaktas vid bedomning av huruvida tredje man kan gora géllande en av de begrénsningar av ett
varumairkes réattsverkan som foreskrivs i artikel 6.1 i direktiv 2008/95, dr det inte mojligt att anse
att samtliga intrang i ett kdnt varumaérke i den mening som avses i artikel 5.2 i det direktivet faller
utanfor tillimpningsomradet for dessa begriansningar.

73. Med ledning av denna rattspraxis drar jag slutsatsen att det enligt EU-domstolens synsitt inte
nodvandigtvis finns nagot motsatsforhallande mellan & ena sidan férekomsten av en anvindning
som innehavaren av ett kidnt varumérke i princip kan motsitta sig med stod av en nationell
bestammelse varigenom mojligheten enligt artikel 5.2 i direktiv 2008/95 har utnyttjats och a
andra sidan tredje mans mojlighet att gora géllande den begréansning som foreskrivs i artikel 6.1 c
i det direktivet.

74. Saledes ar det lampligt att se ndrmare pa tolkningen av artikel 6.1 c i direktiv 2008/95.

2. Artikel 6.1 c i direktiv 2008/95

75. Vid tolkningen av en unionsbestimmelse ska inte endast dess lydelse och de mdl som
efterstravas med den beaktas, utan ocksa dess sammanhang. Aven forarbetena infor antagandet
av en unionsbestammelse kan ha relevans for dennas tolkning. *

76. En jamforelse av artikel 6.1 c i direktiv 2008/95 och artikel 14.1 c i direktiv 2015/2436 med
avseende pa deras lydelse ger for det forsta vid handen att den enda anviandning som tidigare
begrinsade varumairkets rattsverkan (att ... anvinda varumirket om det dr nodvandigt for att

% Dom av den 25 januari 2007, Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55, punkt 36).

* Dom av den 25 januari 2007, Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55, punkterna 38 och 45).

% Dom av den 10 april 2008 (C-102/07, EU:C:2008:217, punkt 37).

% Dom av den 10 april 2008, adidas och adidas Benelux (C-102/07, EU:C:2008:217, punkt 37).
* Dom av den 11 september 2007 (C-17/06, EU:C:2007:497, punkt 34).

% Se, nyligen, dom av den 8 juni 2023, VB (Information till den som domts i sin utevaro) (C-430/22 och C-468/22, EU:C:2023:458,
punkt 24).
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ange en varas eller tjdnsts avsedda dndamal, sarskilt som tillbehor eller reservdel”) numera utgor
ett av de fall av lagenlig anvindning som innehavaren av ett varumairke inte kan motsitta sig. I
artikel 14 i direktiv 2015/2346 foreskrivs ndmligen inledningsvis att den bestimmelsen numera
omfattar anvindning av varumairket i syfte att identifiera eller hdnvisa till varor eller tjanster som
varumirkesinnehavarens varor eller tjinster, varefter det normativa innehéllet i artikel 6.1 c i
direktiv 2008/95 aterges, foreganget av uttrycket "séarskilt”.

77. For det andra far denna bedomning stod i en analys av forarbetena till direktiv 2015/2436.

78. Till att borja med framgar det ndmligen av kommissionens forslag till direktiv att ”[d]et
ans[ag]s ... lampligt att ... foreskriva en uttrycklig begrinsning som omfatta[de] referentiell
anvindning i allmdnhet”.* Kommissionen ansag saledes inte att artikel 14.1 ¢ i
direktiv 2015/2346 enbart fortydligade eller preciserade grénserna for artikel 6.1 c i
direktiv 89/104, utan uttrycket "lampligt att foreskriva” visar pd kommissionens onskan att
foresla ett inforande av en begransning av ett varumairkes rattsverkan som skulle omfatta
referentiell anviandning i allménhet. Dessutom var det redan fran borjan det allmént hallna i den
begransningen som skilde denna fran begréansningen enligt direktiv 89/104 och direktiv 2008/95
— en begransning som hade specifik rackvidd och saledes var mindre omfattande.

79. 1linje med detta noterar jag vidare att det ursprungliga skél 25 i forslaget till direktiv, dar det
hinvisades till referentiell anvdndning, var tydligare formulerat &n skal 27 i direktiv 2015/2346
savitt avsag avsikten att utoka rdckvidden for den begrinsning som tidigare hade aterfunnits i
artikel 6.1 c i direktiv 2008/95.% I detta skal 25 stod ndmligen att "innehavaren inte [bor] ha ratt
att hindra allmdnt rdttvis[*] och arlig anvindning av varumarket for att identifiera eller hanvisa
till varorna och tjansterna som innehavarens varor och tjénster”.*

80. Slutligen gor den debatt som fordes om forarbetena inte det mojligt att ifragasitta
bedomningen att unionslagstiftaren avsag att utoka riackvidden for den begransning som numera
foreskrivs i artikel 14.1 c i direktiv 2015/2436.

81. I kommissionens ursprungliga forslag hidnvisades namligen, i ordalag nastintill identiska med
dem som sedan kom att anvédndas i artikel 14.1 c i direktiv 2015/2436, till "[anvdndning] av
varumadrket [som] dr nodvandig for att ange en varas eller tjiansts avsedda dndamal, sérskilt som
tillbehor eller reservdel”, och parlamentet foreslog att det skulle liaggas till ytterligare nagra
exempel pa lagenlig anvandning,* bland annat anvindning som ”sker i syfte att uppmérksamma
konsumenterna pa aterforsiljning av dkta varor som ursprungligen salts av eller med tillstand
fran innehavaren av varumaérket” och anviandning som "sker for parodiering, konstnarligt uttryck,
kritik eller synpunkter”. Radet motsatte sig emellertid det forslaget.*

¥ Min kursivering.

“ Tskal 27 i direktiv 2015/2436, som fortydligar det normativa innehéllet i artikel 14.1 c i det direktivet, anges féljande: "Den ensamrétt som
ett [EU-]Jvarumirke ger bor inte ge innehavaren ritt att forbjuda tredje mans anvéndning av tecken eller upplysningar som anvénds
korrekt och saledes i enlighet med god affirssed. ... [[]nnehavaren [bor] inte ha rdtt att hindra korrekt och drlig anvindning av
varumdrket for att identifiera eller hinvisa till varorna och tjdnsterna som innehavarens varor och tjidgnster.” Min kursivering.

”

# T den engelska versionen: "general ... use”.
# Min kursivering.

# P7_TA(2014)0119 Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 februari 2014 om f6rslaget till Europaparlamentets och radets
direktiv om tillndirmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar (COM(2013) 162 — C7-0088/2013-2013/0089(COD)), som finns pa
foljande adress: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=Celex%3A52014AP0119.

#“ P7_TA(2014)0119 Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 februari 2014, a.a.
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82. Kommissionen anslot sig slutligen till radets standpunkt* men foreslog 4ndé att parlamentets
standpunkt atminstone delvis skulle avspeglas i skél 27 i direktiv 2015/2436, dér foljande anges:
"Tredje mans anvdndning av ett varumirke i syfte att uppmérksamma konsumenterna pa
aterforséljning av dkta varor som ursprungligen salts av eller med tillstdnd fran innehavaren av
varumdrket i unionen bor anses vara korrekt sa lainge den samtidigt 6verensstimmer med god
affirssed. Tredje mans anvdndning av ett varumérke for konstndrliga éndamal bor anses vara
korrekt sa ldnge den samtidigt Overensstimmer med god affirssed. Dessutom bor detta
direktiv tillimpas pa ett sédtt som sédkerstidller full respekt fér grundlaggande fri- och réttigheter,
sarskilt yttrandefriheten.”

83. For det tredje forefaller bedomningen att artikel 6.1 c i direktiv 2008/95 har mindre rackvidd
an artikel 14.1 c i direktiv 2015/2436 fa stod i en analys av EU-domstolens relevanta praxis.

84. Darvidlag har den hanskjutande domstolen med héanvisning till domen Gillette Company och
Gillette Group Finland* och domen Portakabin® papekat att EU-domstolen forefaller ha
inskriankt riackvidden for begridnsningen enligt artikel 6.1 c¢ i direktiv 89/104 till att omfatta
enbart anvindning som dr nodvandig for att ange en varas avsedda dndamal.

85. I dessa bada domar klargjorde EU-domstolen i sjdlva verket att tillimpningsomradet for
artikel 6.1 c i direktiv 2008/95 skulle anses omfatta endast fall som motsvarade syftet med den
bestammelsen, och enligt EU-domstolen var detta syfte att mojliggora for dem som levererade
varor eller tjanster som utgjorde komplement till varumérkesinnehavarens varor eller tjanster att
anvianda dennes varumairke for att upplysa allmdnheten om att det forelag ett anvdndningsmassigt
samband mellan deras varor eller tjanster och varumirkesinnehavarens varor eller tjénster.*

86. Vidare tog EU-domstolen i domen i malet Adam Opel® kortfattat upp artikel 6.1 c i
direktiv 89/104 och slog da fast att anbringandet av ett varumérke bestaende av en biltillverkares
logotyp pa fordonsmodeller i forminskad skala inte syftade till att ange dessa leksaksmodellers
avsedda dndamal. Utifran detta kan man e contrario dra slutsatsen att anbringandet av ett
varumirke pa tredje mans vara i syfte att ange dess avsedda dndamal kunde omfattas av den
begransning som foreskrevs i den bestaimmelsen.

87. I linje med detta forefaller EU-domstolen ocksa, i sin dom i malet BMW,* ha gjort
bedomningen att det endast var anvidndningar som innebar ett angivande av det avsedda
dndamalet med tredje mans vara eller tjanst som kunde utgora lagenliga anvindningar i den
mening som avsags i artikel 6.1 c¢ i direktiv 2008/95. I den domen uttalade EU-domstolen att
“anviandningen av ett varumairke for att upplysa allmdnheten om att annonsoren reparerar och
underhéller produkter som bér detta varumirke utgér en sddan anvidndning som anger
dndamalet med en tjénst i den mening som avses i [den bestimmelsen]. [Pa liknande sétt som

% Meddelande fran kommissionen till Europaparlamentet enligt artikel 294.6 i férdraget om Europeiska unionens funktionssitt om radets
standpunkt infor antagandet av Europaparlamentets och rédets direktiv for tillndrmning av medlemsstaternas varumérkeslagstiftning
(COM(2015) 588 final).

“ Dom av den 17 mars 2005 (C-228/03, EU:C:2005:177).
¥ Dom av den 8 juli 2010 (C-558/08, EU:C:2010:416).

#  Se dom av den 17 mars 2005, Gillette Company och Gillette Group Finland (C-228/03, EU:C:2005:177, punkterna 33 och 34), och dom av
den 8 juli 2010, Portakabin (C-558/08, EU:C:2010:416, punkt 64).

¥ Dom av den 25 januari 2007 (C-48/05, EU:C:2007:55, punkt 39).
% Dom av den 23 februari 1999 (C-63/97, EU:C:1999:82).
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vid] anvdndningen av ett varumairke i syfte att ange till vilka bilar andra reservdelar én originalen
passar, anviands varumaérket i detta fall for att ange vilka produkter som ar foremal for en
tillhandahallen tjanst.”>'.

88. For det fjarde finns det ocksa starkt stod i doktrinen for tolkningen att artikel 6.1 c i
direktiv 89/104 hade ett mer begrdnsat tillimpningsomradde &n vad artikel 14.1 c i
direktiv 2015/2436 har.

89. Att det genom éndring av artikel 6.1 c i direktiv 2008/95 och artikel 12 c i férordning
nr 207/2009 skulle inforas en allmin begransning avseende referentiell anvindning var namligen
nagot som hade foreslagits i doktrinen innan direktiv 2015/2436 och férordning 2015/2424
antogs.” Som jag har ndmnt i punkterna 78 och 79 ovan, var unionslagstiftarens avsikt att f6lja
det tillvigagangssiatt som hade forordats i doktrinen, och det har ocksa gjorts gillande i
doktrinen att artikel 14.1 c i direktiv 2015/2436 och artikel 12.1 c i férordning 2015/2424 ar sa
formulerade att de har ett storre tillimpningsomrade dn de analoga bestimmelserna i
direktiv 2008/95 och férordning nr 207/2009 hade.*

90. Mot bakgrund av dessa Overvdganden avseende lydelsen av och tillkomsthistorien for
artikel 6.1 c i direktiv 2008/95 liksom réttspraxis och doktrin foreslar jag att tolkningsfragan ska
besvaras med att den bestimmelsen ska tolkas sa, att den inte omfattar sddan anvindning i
ndringsverksamhet av ett varumarke "i syfte att identifiera eller hanvisa till varor eller tjédnster
som varumirkesinnehavarens varor eller tjinster” som numera ndmns i artikel 14.1 c i
direktiv 2015/2436, sdvida det inte ror sig om en anvindning som dr nédvandig for att ange det
avsedda dndamalet med ifragavarande tredje mans vara eller tjanst.*

VI. Forslag till avgorande

91. Mot bakgrund av det ovan anforda foreslar jag att EU-domstolen ska besvara tolkningsfragan
fran Tribunal Supremo (Hogsta domstolen, Spanien) enligt f6ljande:

Artikel 6.1 c i Europaparlamentets och radets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om
tillndrmningen av medlemsstaternas varumérkeslagar

ska tolkas s3,

att den inte omfattar sddan anvidndning i ndringsverksamhet av ett varumirke ”i syfte att
identifiera eller hanvisa till varor eller tjanster som varumaérkesinnehavarens varor eller tjanster”
som numera ndmns i artikel 14.1 ¢ i Europaparlamentets och radets direktiv 2015/2436 av den

51 Se, for ett liknande resonemang, dom av den 23 februari 1999, BMW (C-63/97, EU:C:1999:82, punkt 45).

52 Se, bland annat, Knaak, R., Kur, A., och von Miihlendahl, A., "The Study on the Functioning of the European Trade Mark System”, Max
Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Research Paper, nr 12—13, 2012, s. 15: "I denna studie foreslas en allmin
begransning for fall ddr varumirken anvinds for att peka ut eller hédnvisa till varumarkesinnehavarens varor eller tjanster” (min
Oversittning).

% Se Kur, A., och Senftleben, M., European Trade Mark Law, Oxford University Press, Oxford, 2017, s. 421, punkterna 6.39-6.41, och
s. 429, punkt 6.62.

% Hir behover jag precisera att mitt foreslagna svar inte far tolkas s4, att Buongiornos forfaringssitt skulle ha triffats av artikel 14.1 c i
direktiv 2015/2436 om det direktivet hade varit tillimpligt i det nationella malet, utan en sadan slutsats maste grunda sig pa ett
konstaterande i sak. Till yttermera visso vore mitt foreslagna svar inte anvindbart for den hinskjutande domstolen om det tolkades s3,
eftersom det direktivet av tidsméssiga skil (ratione temporis) inte torde vara tillimpligt i det nationella malet.
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16 december 2015 for tillndrmning av medlemsstaternas varumarkeslagstiftning, sdvida det inte
rér sig om en anvdndning som &r nodviandig for att ange det avsedda dndamalet med
ifragavarande tredje mans vara eller tjanst.
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